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Actualmente no parece existir ningun otro procedimiento sobre el nombre de dominio objeto de controversia.

- El nombre de dominio googles.eu fue registrado por el demandado el 7 de abril de 2006, primer dia para el registro libre de los
dominios <.eus.

- Accediendo al sitio web www,googles.eu aparece una pagina en la que la denominacién googles se recoge con una letra de
cada color y una grafia caracteristica en un fondo de estrellas amarillas sobre azul marino que evoca la bandera de la Unién
Europea. La pagina contiene un buscador en el que pueden introducirse diversos parametros de idioma, pais y tipo de archivo,
y en su parte inferior contiene la aclaracién: “This website does not have affiliation or relation with Google Inc. all the results are
property of Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain Vew CA 94043, the USA).

- Tras una primera demanda presentada por la parte actora el 5 de enero de 2007 que fue objeto de una notificacion de
defectos formales, la demandante curs6 una nueva demanda subsanada con fecha 11 de enero de 2007 que fue admitida a
tramite. En ella la demandante invocaba sus derechos sobre la denominacién Google como titular de diversos registros de
marca y como usuario notorio del distintivo. Sefialaba que el demandado carece de derechos o intereses legitimos sobre el
dominio controvertido y que habia actuado de mala fe al registrarlo.

- El demandado presentd su escrito de contestacién con fecha 16 de febrero de 2007 rechazando las pretensiones de la
demandante, cuyos derechos entendia no quedaban afectados por el registro a su nombre del dominio controvertido. Invocaba
también que su registro habia sido legitimo, negando igualmente cualquier mala fe en el registro o uso del dominio.

Hay que sefalar en primer lugar que la demandante aparece identificada en el Procedimiento como “Google Ireland, Rose
Hagan”, con domicilio en Dublin, Irlanda. Sin embargo en los fundamentos de hecho y de Derecho de la demanda se indica que
ésta se interpone en representacion de la mercantil estadounidense Google Inc., propietaria del mas conocido buscador de


https://eu.adr.eu/

Internet, GOOGLE.

- Google se ha convertido en el mayor motor de busqueda en linea del mundo y en una de las cinco paginas web mas populares
en todo el planeta.

- La marca GOOGLE aparece entre las marcas mas valiosas del mundo e igualmente Google Inc. aparece entre las empresas
con mejor reputacion, todo lo cual se acredita a través de la documentacion oportuna.

- El buscador Google goza por tanto de una evidente reputacién tanto en Espafia (pais del demandado) como en el resto de
Europa, siendo incluso mencionado como fuente de informacion por los Tribunales esparioles.

- Google, Inc. es titular de las marcas comunitarias 1104306 y 4316648 GOOGLE, ambos debidamente concedidos y en vigor.

- Existe una confundibilidad entre las marcas titularidad de Google Inc. y el nombre de dominio controvertido googles.eu. De la
propia apariencia de la pagina web correspondiente se desprende que el demandado ha imitado los colores tipicos de la
palabra GOOGLE y ademas se dedica a la misma actividad de buscador de Internet, por lo que cualquier usuario podria llegar
a confundirse respecto a la vinculacién entre el titular del dominio y la demandante.

- El demandado carece de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio controvertido: partiendo de los derechos
de Google Inc. como titular de las marcas comunitarias GOOGLE invocadas, el interés del demandado no puede ser otro que el
de tratar de especular con el nombre de dominio, pues la investigacion previa efectuada por la demandante no ha detectado
que el demandado sea titular de ningun registro de marca u otro derecho.

- El nombre de dominio controvertido debe considerarse registrado o usado de mala fe, puesto que entre la demandante y el
demandado se produjo un intercambio de correos electrénicos en los cuales el demandado termind por ofrecer la venta del
nombre de dominio controvertido por 2000 €.

- Tampoco hay que excluir la posibilidad de que el demandado pretenda intencionadamente trasladar usuarios de Internet a su
pagina web y conseguir algun tipo de beneficio econémico, dado que dicha pagina web también contiene un buscador y la
marca GOOGLE de la demandante es un distintivo renombrado y bien conocido en dicha actividad.

Por todo ello, la demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio controvertido.

El demandado considera que la demanda es totalmente infundada y que la demandante no tiene derecho alguno sobre el
nombre de dominio controvertido.

- El demandado afirma haber actuado en todo momento de buena fe, como lo prueba el hecho de haber remitido un correo
electrénico a Google Inc. solicitando que vieran su pagina web y confirmaran que no existia ningin problema por su parte.

- Nunca ha tenido por meta la venta del nombre de dominio controvertido, y la oferta realizada a la demandante en tal sentido
debe ser considerada dentro del contexto de los distintos correos electrénicos intercambiados entre las partes, pues el
demandante tiene un interés real en el nombre de dominio.

- La razén de ser del dominio <googles.eu> y la correspondiente pagina web es la de ofrecer una herramienta Util que permita
realizar distintas combinaciones de paises e idiomas al efectuar blsquedas a través de las paginas de Google en cada pais,
por lo que en definitiva se trata de una utilidad que favorece el servicio por parte de Google Inc., a cuyos buscadores son
remitidos los usuarios.

- El sitio web del demandado contiene una advertencia expresa de que no guarda ninguna relacién con Google, Inc.

- La demandante no tiene ninguin derecho sobre la denominacién GOOGLES, dado que en la Oficina de Marcas y Patentes de



los EE.UU., la marca GOOGLES aparece registrada a nombre de otros titulares.

- La denominacion GOOGLES se encuentra también registrada como nombre de dominio con distintas terminaciones a nombre
de terceros, y no a nombre de la demandante.

Por todo ello, el demandado solicita sean rechazadas las pretensiones de la demandante.

De acuerdo con lo establecido en el Parrafo B.11.(d)(1) del Reglamento de Resolucién de Controversias en materia de
Dominios <.eu>, el grupo de Expertos estimara la demanda cuando la demandante acredite que:

i) El nombre de dominio coincide o es confundible con otro(s) nombre(s) sobre el(los) que haya sido reconocido o establecido
un derecho o derechos en virtud de la legislacién nacional de un Estado miembro y/o de la legislacion Comunitaria; y o bien

ii) EI nombre de dominio ha sido registrado por el Demandado careciendo de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de
dominio, o bien

iii) El nombre de dominio ha sido registrado y esta siendo usado de mala fe.
Corresponde, por tanto, a la demandante la carga de acreditar la concurrencia de estas circunstancias.

En el caso que nos ocupa, la demandante aparece formalmente identificada en los apartados correspondientes al escrito de
demanda como “Google Ireland, Rose Hagan”, con domicilio en Dublin, Irlanda. Sin embargo, en el apartado en el que se
exponen los fundamentos de hecho y Derecho, la demanda comienza con la siguiente frase:

“La compariia a la que represento es la mercantil estadounidense Google Inc. propietaria del mas conocido buscador de
Internet: GOOGLE”

Efectivamente, los distintos registros de marca y demas derechos invocados en el escrito de demanda hacen referencia a
Google Inc. (aunque la documentacién aportada sobre las marcas comunitarias invocadas pertenece a una base de datos
privada y no oficial, el Experto ha podido confirmar en las bases de datos oficiales que efectivamente las marcas comunitarias
son titularidad de Google Inc.)

Sin embargo, la demandante no aclara por qué Google Ireland, Rose Hagan, en cuyo nombre se formula la demanda, es la
representante de Google Inc., pues no aporta ningun contrato de licencia entre ellos, ni siquiera una explicacién de la relacién
societaria que supuestamente pueda existir. De hecho, ni siquiera se desprende con claridad que “Rose Hagan” sea parte del
nombre de la demandante o sea en realidad una persona perteneciente a Google Ireland.

Es de suponer que la demanda ha sido interpuesta en nombre de Google Ireland, Rose Hagan con el fin de cumplir los
requisitos de legitimacion para ser un nombre de domino <.eu> que establece el articulo 4 del Reglamento 733/2002 sobre el
dominio <.eu>, requisitos que Google Inc. en principio no cumpliria. Sin embargo no se ha facilitado ninguna explicacion al
respecto ni se ha acreditado si en realidad ambas denominaciones identifican a la misma compafnia, o si se trata de una filial
europea que esta legitimada para esgrimir los derechos de marca de que es titular Google Inc.

Como se ha recordado en el Caso OMPI D2000-1205 y en los que en el mismo se citan, es la demandante quien debe acreditar
su legitimacion como licenciataria o en cualquier otra calidad para invocar los derechos de marca vulnerados por el dominio
controvertido. En la misma linea, el Caso OMPI N® D2000-0270 recuerda igualmente que en este tipo de procedimientos la
carga de la prueba recae en principio sobre la demandante.

En efecto, entre los requisitos que debe cumplir la demanda de acuerdo con lo establecido en el parrafo B.1(g)(16) del
Reglamento de RAC se encuentra la necesidad de “adjuntar todo tipo de pruebas documentales o de otra indole, incluida
cualquier prueba relativa a los derechos en los que se base la demanda, junto a una enumeracién de dichas pruebas”



refrendando asi el principio de que el onus probandi recae sobre la parte actora. En el presente caso, toda la prueba
presentada por la demandante muestra como titular de los derechos a Google Inc., sin haber establecido un vinculo documental
ni tampoco argumental entre ésta Ultima y quien aparece formalmente como la demandante Google Ireland, Rose Hagan.

En consecuencia, este Experto considera que la demandante no ha acreditado ser la titular de los derechos que habrian sido
vulnerados por el nombre de dominio controvertido, ante lo cual no puede entrar a valorar la concurrencia de las restantes
circunstancias. Todo ello naturalmente sin perjuicio de que pueda presentarse una nueva demanda en la que las carencias
sefaladas sean subsanadas.

Por todos los motivos arriba mencionados, de conformidad con los Parrafos B12 (b) y (c) del Reglamento, el Grupo de Expertos
ordena que

la Demanda sea rechazada
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Name Luis de Larramendi
2007-03-16
Summary

Complainant, Google Ireland, Rose Hagan, states that she represents the U.S. corporation Google Inc., the owner of the best
known Internet search engine, Google, and of the corresponding trademark registrations.

Complainant submits that the domain name <googles.eu> is confusingly similar to the GOOGLE trademarks and that
Respondent has no rights or legitimate interests in the name and has acted in bad faith in registering and/or using that domain
name.

Respondent denies any bad faith and points out that the registered rights in the term GOOGLES are held by a third party, in
which light complainant’s claims are groundless.

The Panelist notes that the complaint was filed in the name of Google Ireland, Rose Hagan, whereas the owner of the rights
allegedly infringed is Google Inc. Complainant has not provided any documentation or reasons that might allow it to be assumed
that Google Ireland, Rose Hagan may be a licensee of Google Inc. or a subsidiary acting with the authorization of the latter. Nor
has any plausible explanation for this formal discrepancy been given.

The Panelist therefore dismisses the complaint given that complainant has failed to prove her entitlement.



